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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 051 980.6-53

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
9. Januar 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie die

Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Altvater und den Richter Dr.-Ing. Flaschke

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 14. Dezember 2011 aufgehoben und das Patent auf der
Grundlage der folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentanspriiche 1 bis 8, eingegangen am 21. November 2016,

- Beschreibung, Seiten1, 2 und 5 bis 7, eingegangen am
31. Januar 2006, Seiten 3, 4, 8 und 9, eingegangen am
2. Dezember 2016, Seite 3a, eingegangen am
16. November 2007,

- Figuren 1, 2A, 2B und 3, eingegangen am 31. Januar 2006.

2. Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

1. Die am 31. Oktober 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter
Inanspruchnahme  der  US-amerikanischen  Prioritat  10/979,632  vom
2. November 2004 eingereichte Patentanmeldung 10 2005 051 980.6 mit der

Bezeichnung

»System und Verfahren zur Netzwerkubertragung eines Informationsverarbei-

tungssystem-Images*



wurde durch Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 14. Dezember 2011 zurlickgewiesen. Die Priufungs-
stelle hat ihren Zurtickweisungsbeschluss damit begriindet, dass es dem Gegen-
stand des damals geltenden Patentanspruchs 7 an der fir die Patentfahigkeit er-
forderlichen erfinderischen Tatigkeit mangele. Dabei wurde auf folgende Druck-

schriften verwiesen:

D1: DE 103 52 811 Al und

D2: US 2004/0015536 A1.

Im Zurtickweisungsbeschluss vertritt die Prifungsstelle die Auffassung, dass der
Gegenstand des damals geltenden Patentanspruchs 7 im Vergleich zum ur-
sprunglichen Patentanspruch 9 keine wesentlichen Anderungen aufweise (vgl.
Abschnitt 11., drittletzter und vorletzter Abs.). Die Durchfuhrung einer Anhérung
ware damit nicht sachdienlich gewesen und hatte nur ,zu einer unnétigen Verzo-

gerung eines einfach gelagerten Verfahrens” gefuihrt (vgl. Abschnitt V.).

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.

Die Anmelderin stellt sinngemal den Antrag, zuletzt mit den Schriftsatzen vom

21. November 2016 und 1. Dezember 2016 (eingegangen am 2. Dezember 2016),

1. den Beschluss der Prifungsstelle aufzuheben und ein Patent auf der

Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspriiche 1 bis 8, eingegangen am 21. November 2016,

- Beschreibung, Seitenl, 2 und 5 bis 7, eingegangen am
31. Januar 2006, Seiten3, 4, 8 und 9, eingegangen am

2. Dezember 2016, Seite 3a, eingegangen am 16. November 2007,

- Figuren 1, 2A, 2B und 3, eingegangen am 31. Januar 2006.



2. die Riuckzahlung der Beschwerdegebthr anzuordnen.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 1 lautet:

M

Ma

Mb

Mc

Md

,Ein System zur Herstellung von Informationsverarbeitungssystemen,

das System aufweisend:

a.

einen Image-Analysator, der ein Image annimmt und eine Image-
Merkmalsdefinition erzeugt, wobei die Image-Merkmalsdefinition
eine Liste der Software-Charakteristiken und Anpassungs-Ein-

stellungen des Images aufweist;

einen Image-Rebuilder entfernt von und angekoppelt an den
Image-Analysator tUber ein Netzwerk, wobei der Image-Rebuilder
die Image-Merkmalsdefinition auf eine Image-Komponentenbib-
liothek am Herstellungsort zum Wiederherstellen des Image an-

wendet;

ein Informationsverarbeitungssystem-Burn-Rack nahe dem Ima-
ge-Rebuilder, das das wiederhergestellte Image auf ein herge-
stelltes Informationsverarbeitungssystem kopiert; und

wobei der Image-Analysator an einem Kundenort ist und das
Image am Kundenort analysiert und die Image-Merkmalsdefini-
tion Uber ein Netzwerk zu einem Informationsverarbeitungssys-

tem-Herstellungsort Gbertragt.”



Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 4 lautet:

Na

Nb

Nc

Nd

Ne

,verfahren zum Herstellen eines Informationsverarbeitungssystems

mit folgenden Schritten:

a.

Erzeugen eines Images an einem Kundenort, aufweisend ein Be-
triebssystem, mehrere Anwendungen und einzelne Informatio-

nen;

Analysieren des Images an einem Kundenort zum Erzeugen ei-
ner Image-Merkmalsdefinition, die das Betriebssystem, mehrere

Anwendungen und einzelne Informationen festlegt;

Ubertragen der Image-Merkmalsdefinition ber ein Netzwerk zu

einem Informationsverarbeitungssystem-Herstellungsort;

Wiederherstellung des Images aus der Image-Merkmalsdefinition
und einer Komponentenbibliothek am Herstellungsort aufweisend

das Betriebssystem und mehrere Anwendungen;

Kopieren des wiederhergestellten Images auf ein hergestelltes

Informationsverarbeitungssystem.

Wegen des Wortlauts der auf den Anspruch 1 bzw. den Anspruch 4 rickbezoge-

nen Patentanspriiche 2, 3 und 5 bis 8 wird auf die Akte verwiesen.

Die Beschwerdefuhrerin fuhrt aus, dass die geltenden Anspriche zuldssig und im

Lichte des im Verfahren befindlichen Standes der Technik patentfahig seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die zuladssige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Sie fuihrt zur Aufhebung des

angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung des nachgesuchten Patents.

1. Die Anmeldung betrifft ein System und ein Verfahren zur Herstellung von
Informationsverarbeitungssystemen. Gemald Beschreibungseinleitung wirden
Unternehmen oft mehrere Informationsverarbeitungssysteme mit einer festgeleg-
ten Softwarekonfiguration bestellen. Die Softwarekonfiguration umfasse im Allge-
meinen spezifizierte Betriebssysteme und Anwendungen sowie Anpassungs-
einstellungen wie etwa fir Festplattenpartitionen, Netzwerk- und Anwendungs-
einstellungen, Nutzerprofile und Desktopeinstellungen. Die Unternehmen bereite-
ten ein Festplatten-Image mit der gewtinschten Softwarekonfiguration vor und lie-
ferten das Image an den Hersteller des Informationsverarbeitungssystems, um es
auf die bestellten Informationsverarbeitungssysteme zu kopieren. Eine Schwierig-
keit dabei sei, dass die Images im Allgemeinen groRformatig seien und daher be-
trachtliche Zeit benétigten, um sie mittels Netzwerkkommunikation zu tbertragen.
Zum Beispiel habe das Image eines typischen Notebook-Informationsverarbei-
tungssystems mehrere Gigabytes an Information und bendétige Stunden, um durch
Netzwerke an Ubersee-Herstellungsorte iibertragen zu werden (vgl. geltende Be-
schreibung, S. 1,Z.9-12u. Z. 29 bis S. 3, Z. 1).

Davon ausgehend liegt der Anmeldung die objektive Aufgabe zu Grunde, das
Image der Festplatte eines Informationsverarbeitungssystems (d. h. das Festplat-
ten-Abbild), welches als Vorlage zur Herstellung von Informationsverarbeitungs-
systemen dienen soll, effizient vom Kunden zum Hersteller zu tbertragen (vgl.
geltende Beschreibung, S. 3, Z. 19 - 21).

Der zustdndige Fachmann, der mit der Losung der Aufgabenstellung betraut wird,
weist eine abgeschlossene Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Informati-

onstechnik auf und besitzt Erfahrungen in der Erstellung und Verwendung von



Festplatten-Images bei der Konfiguration und Herstellung von Informationsverar-
beitungssystemen.

Gelost wird die Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1. Danach ist ein
System zur Herstellung von Informationsverarbeitungssystemen vorgesehen, wel-
ches einen Image-Analysator am Kundenort, einen Image-Rebuilder am Herstel-
lungsort und ein Informationsverarbeitungssystem-Burn-Rack aufweist. Der
Image-Analysator nimmt ein Image an, erzeugt eine Image-Merkmaldefinition und
Ubertragt dieses Uber ein Netzwerk zu dem Herstellungsort. Der Image-Rebuilder
wendet die Image-Merkmalsdefinition auf eine Image-Komponentenbibliothek am
Herstellungsort zum Wiederherstellen des Image an. Das Burn-Rack kopiert das

wiederhergestellte Image auf ein hergestelltes Informationsverarbeitungssystem.

Die Aufgabe wird weiter durch die Merkmale des auf ein Verfahren gerichteten

Patentanspruchs 4 gelost, in welchem die entsprechenden Verfahrensschritte

zum Herstellen des Informationsverarbeitungssystems beansprucht werden.

2.  Einige Merkmale des Anspruchs 1 bedurfen der Erlauterung.

Die Anmeldung betrifft ein System sowie ein Verfahren zum Herstellen eines In-

formationsverarbeitungssystems. Als Informationsverarbeitungssystem kann ein

Computersystem mit einer kundenspezifischen Software und Hardware angese-
hen werden, das in einer gré3eren Stlckzahl gefertigt wird (vgl. geltende Be-
schreibung, S. 1, Z. 19 - S. 2, Z. 16; Merkmal M). Zunachst bereitet der Kunde
das Image einer Festplatte mit der gewiinschten Softwarekonfiguration vor (vgl.
Beschreibung, S. 2, zw. Abs.). Das am Kundenort erstellte Image wird einem
Image-Analysator tibergeben, welcher sich gleichfalls am Kundenort befindet (vgl.
Beschreibung, S. 4, Z. 20 - 24, S. 8, Z. 30 - S. 9, Z. 2). Der Image-Analysator er-

zeugt aus dem Image mit beispielsweise einer GroRe von mehreren Gigabytes

eine Image-Merkmalsdefinition mit einer Grof3e von wenigen Kilobytes (vgl. Be-




schreibung, S. 5, Z. 6 - 9; Merkmal Ma). Dabei handelt es sich vorzugsweise um
eine XML-Datei, die in der Beschreibung auch als ,DNA® d. h. als Bauplan des
Images, bezeichnet wird (vgl. Beschreibung, S. 8, Z. 27 - 30). Die Image-Merk-
maldefinition legt u. a. das zu verwendende Betriebssystem und die Festplatten-
Partitionen fest (vgl. Beschreibung, S. 4, Z. 8 - 14). Die Image-Merkmaldefinition
wird Uber ein Netzwerk zum Herstellungsort Gbertragen (vgl. Beschreibung, S. 4,
Z. 14 - 24; Merkmal Md). Am Herstellungsort befindet sich der Image-Rebuilder,

der aus der Image-Merkmalsdefinition mit Hilfe einer am Herstellungsort vorhan-

denen Komponentenbibliothek das Image wiederherstellt (Merkmal Mb). Dem-

nach wird das urspringliche Image reproduziert. Dieses wird als geklontes Image
bezeichnet (vgl. Beschreibung, Brickenabsatz S. 4/5). Das wiederhergestellte
Image wird anschlieRend in einem Burn-Rack auf die Hardware des bestellten In-

formationsverarbeitungssystems kopiert (Merkmal Mc).

3. Die Patentanspriiche 1 bis 8 sowie die Anderungen in der Beschreibung
sind zuldssig (8§ 38 PatG).

Die Merkmale der unabhéngigen Anspriiche 1 und 4 sind durch die urspringlichen
Patentanspriiche 1, 9 und 12 in Verbindung mit den Zeilen 14 bis 24 auf der
Seite 4 sowie den Zeilen 30 auf der Seite 8 bis Zeile 2 auf Seite 9 der deutschen
Ubersetzung der Anmeldeunterlagen als zur Erfindung zugehérend offenbart, wel-
che diesen Patentanspriichen sowie Seite 4, Zeilen 1 bis 9 und Seite 7, Zeilen 25

bis 28 der in englischer Sprache eingereichten Anmeldeunterlagen entsprechen.

Die abhangigen Anspriche 2, 3 und 5 bis 8 basieren auf den urspriinglichen An-
sprichen 5, 6 und 14 bis 17 unter Anpassung der Rickbeziige.

In der Beschreibung wurden redaktionelle Anderungen im Rahmen der urspringli-
chen Offenbarung vorgenommen. Zudem wurde der im Prifungsverfahren ermit-

telte Stand der Technik gewdrdigt.



4. Die Gegenstande der unabhangigen Patentanspriche 1 und 4 sind gegen-
Uber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu (8 3 PatG).

a) Zum Anspruch 1

Druckschrift D1 beschreibt ein System zur Herstellung von Informationsverarbei-
tungssystemen (vgl. Anspruch 1 u. Abs. [0014]i. V. m. Fig. 1; Merkmal M). Hierzu
erstellt der Kunde zunéchst ein als Image bezeichnetes Festplatten-Abbild und
schickt dieses zusammen mit Angaben zur gewtinschten Hardwarekonfiguration
an den Hersteller (vgl. Abs. [0014]). Am Herstellungsort nimmt eine Bestellma-
schine 12 die Bestellung entgegen (vgl. Abs. [0014] i. V. m. Fig. 1 u. Patentan-
spruche 1, 8). In einem nachsten Produktionsschritt analysiert eine als Image-
Analysator zu verstehende Analysemaschine 24 das Image, um dessen Integritat
und Kompatibilitat zu prifen (vgl. Fig. 2 u. Abs. [0015], [0017] u. [0020], Anspruch
18). AnschlieBend erzeugt die Analysemaschine eine Produktionskonfiguration
sowie Skripte fir die Herstellung (vgl. Abs. [0007], [0018] u. [0021], Schritt 64 in
Fig. 2). Die Produktionskonfiguration kann als Image-Merkmalsdefinition verstan-
den werden (vgl. Fig. 1 i. V. m. Abs. [0014], [0018] u. Patentanspruch 1). Dabei
liest der Fachmann mit, dass die Produktionskonfiguration eine Liste der Software-
Charakteristiken und Anpassungs-Einstellungen des Images aufweist (vgl. hierzu
Abs. [0007] u. [0015]; Merkmal Ma). AnschlieRend wird das vom Kunden ge-
winschte Image mit Hilfe eines Einbrennracks 40 auf die jeweilige Hardware ko-
piert, ohne dabei einen Image-Rebuilder und ein wiederhergestelltes Image zu
nennen (Fig. 1, Anspruch 20; teilweise Merkmal Mc).

Prinzipiell unterscheidet sich das System zur Herstellung von Informationsverar-
beitungssystemen gemall der Lehre von Druckschrift D1 vom beanspruchten
System darin, dass der Kunde das Image zunachst zum Herstellungsort schickt,
bevor es entsprechend weiterverarbeitet wird. Der Image-Analysator befindet sich
demnach nicht am Kundenort, sondern am Herstellungsort (Merkmal Md fehlt).
Das Merkmal Mb, welches einen Image-Rebuilder beansprucht, der sich am Her-
stellungsort befindet und das Image mittels einer Komponentenbibliothek wieder-
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herstellt, ist der Druckschrift ebenfalls nicht zu enthehmen. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 ist daher neu gegentber der Lehre der Druckschrift D1.

Druckschrift D2 offenbart ein System zum Ubertragen von Images von einem Ser-
ver zu mehreren Zielsystemen (vgl. Fig. 2). Im Vergleich zum klassischem Uber-
tragungsverfahren (dargestellt in Figur 1), wonach das angeforderte Image als
Ganzes an das jeweilige Zielsystem Ubertragen wird, lehrt Druckschrift D2 eine
paketweise Ubertragung der jeweiligen Images an die einzelnen Zielsysteme. Da-
bei wird der Umstand ausgenutzt, dass die von den verschiedenen Zielsystemen
angeforderten Images einen Grol3teil gleicher Daten aufweisen. Diese unter-
schiedlichen Images verfligen somit tlber gemeinsame und spezifische Daten (vgl.
Abs. [0005], [0026], [0027]). Um die verfugbare Bandbreite des Netzwerkes effi-
zient zu nutzen, erzeugt der Server einen Datenstrom, der die gemeinsamen Da-
ten und die spezifischen Daten aller anfordernden Zielsysteme enthélt (vgl. Fig. 5
i. V. m. Abs. [0044]). Das jeweilige Zielsystem erkennt anhand seiner spezifischen
Metadaten, welche Daten des Datenstroms zu seinem angeforderten Image geh6-
ren und rekonstruiert das erforderliche Image (vgl. Abs. [0051]). Dies bedeutet
nichts anderes, als dass auch hier das Image am Zielort wiederhergestellt wird,
ohne jedoch eine Komponentenbibliothek am Herstellungsort vorzusehen (vgl.
Abs. [0053] i. V. m. [0051]; teilweise Merkmale Mb). Der Fachmann ordnet dem
System gemafd Druckschrift D2 auch einen Image-Analysator zu. Dieser ist im
Server lokalisiert und dafir zustandig, die Images anzunehmen und den Daten-
strom zu steuern (vgl. Fig. 2). Die spezifischen Daten des Images sind fiir den
Fachmann als Image-Merkmalsdefinition zu verstehen (Merkmal Ma). Druckschrift
D2 offenbart jedoch kein System zum Herstellen eines Informationsverarbeitungs-
systems, sondern bezieht sich auf bereits in Betrieb befindliche Computersysteme
(Merkmal M fehlt). Insbesondere wird keine Image-Komponentenbibliothek am
Herstellungsort offenbart (Merkmal Md fehlt). Ferner offenbart dieses Dokument
auch kein Burn-Rack, das ein wiederhergestelltes Image auf ein hergestelltes In-
formationsverarbeitungssystem kopiert (Merkmal Mc fehlt). Der Gegenstand des

Anspruchs 1 ist daher auch neu gegenuber der Lehre von Druckschrift D2.
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b)  Zum Anspruch 4

Wie vorstehend bereits zum Gegenstand gemaR Anspruch 1 dargelegt, beschreibt
weder Druckschrift D1 noch Druckschrift D2 ein System zum Herstellen eines In-
formationsverarbeitungssystems, bei dem am Kundenort eine Image-Merkmalsde-
finition erzeugt und uber ein Netzwerk zum Herstellungsort Ubertragen wird. Damit
sind den Schriften auch die hierzu notwendigen Verfahrensschritte nicht zu ent-
nehmen (Merkmale Nb und Nc fehlen). Auch eine Wiederherstellung des Images
mittels einer Komponentenbibliothek ist den im Verfahren befindlichen Druck-
schriften nicht zu entnehmen (Merkmal Nd fehlt). Damit ist auch das Verfahren
gemald Anspruch 4 neu gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand der
Technik.

5. Die Gegenstande der unabhangigen Patentanspriiche 1 und 4 ergeben sich
fur den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem im Verfahren befindli-

chen Stand der Technik und beruhen auf einer erfinderischen Tatigkeit (§ 4 PatG).

Wie vorstehend ausgefihrt, ist keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften
ein System zum Herstellen eines Informationsverarbeitungssystems zu entneh-
men, das entsprechend Merkmal Ma in Verbindung mit Merkmal Md gemaf An-

spruch 1 einen Image-Analysator am Kundenort aufweist, welcher aus einem

Image eine Image-Merkmalsdefinition erzeugt, und das einen Image-Rebuilder am

Herstellungsort aufweist, welcher die Image-Merkmalsdefinition auf eine Kompo-

nentenbibliothek zum Wiederherstellen des Images anwendet (Merkmal Mb). Auch
die hierzu im nebengeordneten Anspruch 4 beanspruchten Verfahrensschritte
(Merkmale Nb, Nc, Nd) werden im genannten Stand der Technik nicht beschrie-

ben.

Druckschrift D1, die als nachstliegender Stand der Technik anzusehen ist, befasst
sich — ebenso wie die vorliegende Anmeldung — mit einem System bzw. Verfahren

zur Herstellung von Informationsverarbeitungssystemen. Ausgehend von dieser
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Schrift ergibt sich fiir den Fachmann keine Veranlassung, das Ubertragungsver-
fahren des Images entsprechend zu &ndern oder zu erganzen. So erhélt er aus
dieser Schrift keinen Hinweis, dass die Datenmenge des Images vor dem Versand
zum Hersteller verringert werden sollte. Selbst wenn der Fachmann aus Druck-
schrift D2 das prinzipielle Konzept des Aufteilens eines Festplatten-Images in eine
Image-Merkmalsdefinition und weitere Komponenten entnehmen und auf das aus
Druckschrift D1 bekannte System anwenden wirde, so kame er dennoch nicht
zum vorliegenden Anmeldungsgegenstand. Denn das System gemal3 Druckschrift
D2 nutzt lediglich die Gemeinsamkeiten mehrerer vorgegebener Images aus, um
Mehrfach-Ubertragungen zu verhindern. Jedoch miissen alle Teile der jeweiligen
Images zumindest einmal Uber das Netzwerk zum jeweiligen Zielort Ubertragen
werden, wobei eine Verringerung des zu uUbertragenden Datenvolumens nur dann
auftritt, wenn mehrere Images zur gleichen Zeit Gbermittelt werden mussen. Eine
Wiederherstellung des Images mit Hilfe einer bereits bestehenden Komponenten-
bibliothek wird nicht durchgefihrt.

Damit fuhrt weder eine gemeinsame Betrachtung der Lehren der Druckschriften
D1 und D2 noch eine Ergadnzung der Lehren dieser Druckschriften mit dem Wis-
sen des Fachmanns in naheliegender Weise zu den Gegenstéanden der geltenden

Anspriche 1 und 4.

Es ist daher anzuerkennen, dass die Gegenstande der Anspriiche 1 und 4 auf ei-

ner erfinderischen Tatigkeit beruhen und patentfahig sind.

6. Die abhéngigen Anspriche 2, 3 und 5 bis 8 betreffen tUber das Selbst-
verstandliche hinausgehende Ausgestaltungen der Gegenstande der Anspriiche 1

und 4 und sind daher ebenfalls patentfahig.



-13-

7. Da die vorgelegten geltenden Unterlagen auch den weiteren Voraussetzun-
gen zur Patenterteilung (88 1, 2, 5, 34 PatG) genugen, war auf die Beschwerde
der Anmelderin der Zurtickweisungsbeschluss der Prifungsstelle fir Klasse
G 06 F des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und ein Patent zu

erteilen.

8. Der Beschluss konnte ohne mundliche Verhandlung ergehen, da dem Antrag

des Anmelders vollumfanglich stattgegeben wurde.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr nach § 80 Abs. 3 PatG war anzuordnen.

Nach dieser Vorschrift kann die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr angeordnet
werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kommt insbesondere bei Verfah-
rensfehlern oder unsachgemalfier Sachbehandlung in Betracht (vgl. Schulte/Pu-
schel, PatG, 9. Aufl., 8 80 Rdn. 111 - 113 und § 73 Rdn. 131 ff.; Busse/Engels,
PatG, 8. Aufl., 8 80 Rdn. 92 ff.).

In zwei Prifungsbescheiden, in denen die Druckschriften D1 und D2 eingefthrt
worden waren, fuhrte die Prifungsstelle aus, dass es den Gegenstanden der un-
abhangigen Anspriche an der fir die Patentfahigkeit erforderlichen erfinderischen
Tatigkeit mangele. Die Anmelderin hatte zuletzt mit Schriftsatz vom 19. April 2010
ausfuhrlich Stellung genommen und einen geénderten Anspruchssatz vorgelegt.
Hilfsweise wurde die Durchfiihrung einer Anhérung beantragt. Darauf erfolgte am
14. Dezember 2011 die Zuriickweisung der Patentanmeldung wegen fehlender
erfinderischer Téatigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 7 gegentber den
Druckschriften D1 und D2. Die Prufungsstelle argumentierte, dass der Patentan-

spruch 7 im Vergleich zum urspriinglichen Patentanspruch 9 keine wesentlichen
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Anderungen aufweise (vgl. Abschnitt Il., vorletzter Abs.). Die Durchfiihrung einer
Anhorung wére damit nicht sachdienlich gewesen und hatte nur ,zu einer unnoti-

gen Verzdgerung eines einfach gelagerten Verfahrens® gefihrt (vgl. Abschnitt V.).

Im Beschluss liegt ein Verfahrensfehler vor, weil die Verweigerung einer Anhdrung
im vorliegenden Fall den Grundsatz des rechtlichen Gehdrs verletzt hat.

Entgegen der Sichtweise der Prufungsstelle hat die Anmelderin in Erwiderung des
zweiten Prifungsbescheids den damals geltenden, nebengeordneten Anspruch 7
enger gefasst. Das Merkmal, dass das Analysieren des Images zum Erzeugen der
Image-Merkmalsdefinition (ausschlief3lich) am Kundenort stattfindet, geht aus dem

ursprunglichen Verfahrensanspruch 9 nicht hervor und ergibt sich auch nicht aus
einer Auslegung der friheren Merkmalsfassung anhand der Beschreibung (vgl.
Beschluss der Prufungsstelle, S. 3, 1. Abs.). Auch wenn der urspringliche An-
spruch ein Erzeugen der Merkmalsdefinition beim Kunden mit umfasst, wird im
Unterschied dazu mit der Einschrankung auf die Durchfiihrung am Kundenort
nunmehr ausgeschlossen, dass die vollstandigen Imagedaten Uber ein Netzwerk
Ubertragen werden missen.

Aus der kontraren Bewertung der Druckschrift D2 durch die Prifungsstelle und die
Anmelderin geht zudem hervor, dass entscheidungserhebliche Sachfragen noch
nicht abschlieBend geklart waren. Insbesondere bei der Frage, was unter einer
Wiederherstellung des Images zu verstehen ist, gab es offenbar noch Diskussi-
onsbedarf. Aufgrund der offensichtlich erheblichen Differenzen beim Verstandnis
des Offenbarungsgehalts von Druckschrift D2 ware die Durchfiihrung einer Anho-
rung auf jeden Fall sachdienlich gewesen. Demnach hétte die Prufungsstelle bei
ordnungsgemalfier und angemessener Sachbehandlung die von der Anmelderin
beantragte Anhoérung durchfihren missen, um die unterschiedlichen Ansichten im
gegenseitigen direkten Austausch von Argumenten zu diskutieren. Uber den dies-
beziglichen Antrag der Anmelderin hat sich die Prifungsstelle hinweggesetzt. Im
Zuruckweisungsbeschluss vertritt die Prifungsstelle die Auffassung, dass die
Durchfiihrung einer Anhorung nicht sachgerecht war, da dies ,zu einer unnétigen

Verzdgerung eines einfach gelagerten Verfahrens® gefihrt hatte. Diese Ansicht
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der Prufungsstelle reicht fur die Ablehnung einer Anhoérung aber im vorliegenden
Fall nicht aus. Denn durch die Anderung des nebengeordneten Anspruchs 7 hat
sich der entscheidungserhebliche Sachverhalt gedndert (vgl. Schulte a. a. O. § 46,
Rdn. 14 d), § 73 Rdn. 142, 154, Busse/Keukenschrijver, 8 80 Rdn. 100, 104). So-
nach hatte der beantragten Anhorung stattgegeben werden muissen.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Prufungsstelle nur mosaikartig mit der
Lehre der Druckschriften D1 und D2 auseinandergesetzt hat (Schulte a. a. O. § 13
Rdn. 143). Weder in einem der beiden Prufungsbescheiden noch im Zurtckwei-
sungsbeschluss wurde ausgefihrt, warum flr den Fachmann eine Veranlassung
bestand, die beiden Quellen gemeinsam zu betrachten. Denn gibt es fir den
Fachmann hierfur keine Veranlassung, ist die beanspruchte Lehre nicht nahelie-
gend und fur die Anmeldung kann ein Patent erteilt werden, wenn auch die tbri-

gen Voraussetzungen fur eine Patenterteilung erfillt sind.
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V.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tUber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich
einzulegen.

Wickborn Kruppa Altvater Dr. Flaschke
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